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In re Application of 
Serial no. 
Filed 
For 

Group Art Unit 
Examiner 
Docket 

The Commissioner for Patents 
U.S. Patent & Trademark Office 
P. O. Box 1450 
Alexandria, VA 2231 3-1 450 

RESPONSE 

Dear Sir: 

Further to the response filed under a June 15. 2004 CertifiGate of Mailing date, please 
enter the following before reconsideration of this application. With respect I o newly discovered 
European Patent Application EPO 0 567 048 A1 (EPO *048), the Applicar t is now submitting 
a copy of the communication from the European Patent Office, dated March 8, 2004, which first 
brought EPO '048 to the attention of the Applicant. As the Applicant Is unable to certiiy that this 
reference was known for less than three (3) month, please consider this tD be the necessary 
petition Tor late submission of this art and charge the associated pet'tior fee to the deposit 
account of the undersigned. 

"ted, 

Michael J. BuiWa7A^a5*3o!!^2,018 



Respectfulty>subj; 
/ 
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Patentamt 
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Patent aifiee 



Office europeen 
brevets 



ZF FRIEDRICHSHAFEN Akkienges^Mschaft 
Fatentabteilung 
D-esoSi8 Friedrichshafen 
AULEMAGNE 



C3achpTflfu ni igtTBggn)_ 



-t^l 7Q340>31SO 
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POrnvisaefrbBBrtisnorAaBlaevil 43 1 70 340>-^S2 
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iJiiiiiiiiniiH 



DO 985 073.6 - 1254 


Zdichan 

7676 EP E PA-I^A 


Datum 

08.03.2004 


ZF FR1£DRlCHSHAFeN Aktiengoseltechaft 





DIa PrOfung d^r obengenannten Anmeldung hat ©rgeben, daS die den Ertondemissen des EuropSischw 
Patsntubereinkommens aus den befgefugten GrQnden qicht g^nugt. Werrien di© genannten Mangel nicht 
behoben. so kann dio AnmeJduriQ nach Artikel 97(1) EPU zurDekgewi'esen warden. 

Siid werdea aufgsfordert, innerhalb einer Frist 

vofi 4 1i/|oriat<»n 

ger^chnet vonder Zustellung dieses B^chaides. ihre Steirungnahme erniiureiclien und die angefOhrten 
Mangel, sovipit dies© behebbar sind, 2u beseittgen. Die Frfet berechnet sii^h nach den Bestimmungen der 
Regetn 78(2)p 83(3) und (4) EPU. ^ 

Andemngen zur Besohrelburvg. zu den An^Kichen und den Zeichnungen sind gBgebenwfairs fnnerhalb 
dor genannten Frtst in einem Exemplar auf gesonderren Biattem (Heger ^36(1) EPO) einzurelchen. 

ilnterlassen Sie m>^auf dfese Aufrorderung i^ciitzei^ antwoiten^ so gilt die europ3ische 
Anmeldung ate 2:urackaenoinmen(Artikef 96(3) EPO). 




VAN PROOJJEN T 
Beauftragter PrOfer 
far die Prufungaabt©ilung 



Anlagen: 



7 ^iteyh GrQnde (Farm 2906) 
Kopie der Schrrfl EP'-A-a567048 



Einachreiben 
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Bescti«1cf/F>rotokoll (AniaQe) 



Dalum 

Date dd . 03 .2004 
Dale 



Communtoatlon/Mlncites (AnnesQ 
1 



r.'oUfleatlon/Practe-verbal (Annexe) 



j^ppDiatkMNoL: 00 985 073.6 



Der Prufung werden folg^nde AnmeldungsuiYterlagen zugrunde geJegt- 



B^chreibung, Sditen 

1 , S-7 verdffentlfchle Fassung 

2, 3, 4 euigogangen am 



05-07,5003 mit Schrefban vom 04*07,2003 



Ansprfiche, Nr. 

1-10 ig>ing^angen am 



05.07.2003 mit Bchreiben vom 04.07.2009 



Zeichnungen, Blotter 

1/1 veraffentliclite Fassung 



Bemerlaingm 

'Ver6ffentlichte Fassung** wie verdffentficht in WO-A-01/3e7a9 



Das folgende Dokument wurde dem PrOfer b^kannt gemacht und vvird gemSB den 
RichtWnten C-Vl, 8.9 in di© Prozedur aufgenomnnen. Bs fst dem Be:5cheid ate Aniage 
befgefugt. Die Numerlemng wird auoh im weitaren Verfahren beibe halten: 



D3: EP~A-0 567 048 




1 . D3 offenbart (sfehe Figur 12,13) ein Getriebe zum Anbau an; einon Elektromotor 
wobel das Erngangsrad (3) mit einer drehbaren Eingangswi5lli3 (1) vorbunden rst. 
welche zur Aufnahme ei'ner Abtriebswclle des Etektromotors n efnen 
Aufnahnneberetch hoh\ ausgebtldet ist. wobei 2:NAdschen der Eingangswelte (1) und 
dem GehSuse ein Dichtungselement (siehe Figur 12) vorgadehen lat, und das 
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Darum 

Dai* 08.03.2004 

OfttB 



DAVIS & BUJOLD, PLLC 
ZFF TS 



@005 
S. 04/03 



CommunlomlAnAHlaxitma (Annex) 
2 



MfrtWteanorWProcSa-varfcar (Annexe) 
XftfnaJdo-Nr.; 

.^ppttoatton No.: 00 985 073 R 



Dichtungsetement axial auBerhalb des Aufnahmebereiche fQ;- die Abtrfebswe/Ie' 
(17) das Elektromotors In einem axfalen Abschnitt d& EIngaingswelle (1) mit 
gegenuber dem Aufnahmebemich reduziertem Auaendurchmosser angeordnet 
lat, wobei mindestens ein Lager (links auf der EIngangawelte, in Figur 12) fur dia 
EIngangswoIle (1) vcirhanden ist, dessen Inn^nrlng axial auBiarfialb des 
Aufnahmeberelchs fur die Antriebswefl^ des Elektromotors auf einem axlalen 
Anschnitt der EingangsweHe (1) mft gegenObar dem Aufnahmebet^tch 
TBduzterrem Aussendurohmessarangeordnet ist. 

D€3»r Gegenatand des unabhangSgen Anspruch$ unterscheidel sich von dem 
obigen dadurch da8 das Getrieb© mft Planetenradem versehr^n ist. wobei das 
Sonnenrad mit der Efngangswelle verbunden ist, und die Planetenradem in ©fnem 
den Abtrieb bildenden drehbaren Pianetentrager gelagert srncl und die in 
gleichzertigem Zahneingriff mft dem Sonnenrad und einem in einem Qehause 
festgelegten Hohlrad sind. 

Eine sotehe Ausfuhrung al$ Planetengetriebe ist jedoch ailgenein und zum 
BerspieJ aus der in der Anmeldung zitierten D2 (DE-C-^ldS 08 184) schon bekannt, 
Der Fachmann wurde dahor die Aufnahme dfeser Ausfuhrungform fQr das In D3 
teschriebene (Pianeten-)Getriebe als eine ubllche konstruktfv© MaGnahm© 
ansehen. 

Dem Gegenstand des An^ruchs 1 fohit daher eine erfinderisohe Tatigkert, Der 
Anspruch tat nicht gewahrbar (Artiker S2(1) und 56 EPU). 



2, D3 zelgt auoh, daB der Lagerauaaenrlng des Lagers fur die El igangswelle Im 
TrUger (12) angeordnet ist, 

Woiter zeigt D3 (Figur 12) daf3 das Lager fur die Eingangswella (1) radial 
innerhalb eines innenrings eines Tragers (12) und axfal wenigatens teilweise 
Innerhalb des vom Trageriager beanspruchten Bauraums angeordnet Ist. 
Bet: einer Au$fuhmng ala Pianetengetrtebe wQrde disser Tiftger den 
PlanetentrSger darstellen. 

Dem Gegenstand der AnsprQche 2 und 3 fehlt daher eine erfir derische Tatigkelt. 
Der Anspnjch ist nicht gewahrbar (Artikel B2(i) und 56 EPO)* 



EPAFomi28DS 01,91 CBX 
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>|i?fiy7catton/Proc^verb4i (Annexe) 

.vppifCfltlonNo.: OO 9S5 073 
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Das zusatzltehs Merkmal des abhSngigen Anspruchs 4 betriffteine aJigemeln 
bekannte Befestigungsweise fQr mnen Lager(aussen)ring, dine fachublichs 
MaBnahme. Fur den Fachmann wana die Aufnahme dieaer IV^IaBnahm© in die in 
D3 beschrieben© Konstruktfon eine nahelSegende. m Rahmen normaten 
fachhchen Handelna liegende VorBehenswetee. Dem Anspruiah 4 fehlt daher eir 
erfinderiscbe Tfitigkeft. Der Anspruch ist nicht gewShrbar (Artik©! 62(1) und 56 
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BeacheroProiokon (Anlags) conmunieatfonWinutes (Annex) 

OatB 03.03.2004 shaet 3 

P"*" FauHla 



4.a. Der Gegenstand des neu eingerefchten Anepruchs 5 unterscHeidet sfch von dem 
d&e Anspmchs 1 rn der Fassung wie vordffentiicht in WO-A-01/3a759, durch das 
Merkmal das d©r Durchmesser der dem Diclmingselemant zugeorefneten 
funkHonsflache der SonnenradwelJe kleiner ist als d©r Durchmesser der Bohrung 
Im Aufnahmebereich der Sonnenradweiie. 

Bel diesem Merional handelt as sich nur um eine von mehr©r«n nahelfegenden 
Mogfichkeften, aus denen der Fachmann ohne ©rflndertschesiZtrtun den 
UmstSnden entsprechend auswShlen wQn^e. 

Dieser Anspnjch 1 wie verofferrtiicht in WO-A-01/387S9 war nicht gowShrbar, 
Siehe Einwand im vorigen Bescheid vom 7.3J2003. Absatz 1. Der jetzfge 
Anspruch 5 ist daher nicht gewahrbar CArtikel 52(1 ) und 56 EF'Q). 

4.b. Im ubrigen ist das zusatzliche Merkmal aus D3 bekannt: 

D3 offenbart (siehe Rgur 12. 13) ein Getriebo zum Anbau an oinen Elektromotor 
wobel das Eingangsrad (3) mit eiher drehbaren Eingangswelle (1 ) verbunden ist, 
) welche zur Aufnahme einer AbtriebswelFe des Elektromotoi^ in einen 

Aufnahmebereich hohi ausgebildet Ist. wobei zwischen der Eingangswelle (1) und 
dem Gehause ein Dtehlungaeiement (siehe Figur 12) voigesehen ist, und das 
Dichtungselement axial auBerhalb des Atrfhahmebereicha fQr die Abtriebewelle 
(17) des Eloktromotors in einem axialen Abschnitt der EInganoisweile (1) mit 
gegenuber dem Aufnahmebereksh reduziertem AuBendurchmrasser angeorelnet 
Ist, wobei der Durchmesser der dem Dlchtungserement zugeordneton 
FunkHonsflache der Eingangswelle kleiner let ale der Durx3hm©«ser der Bohrung 
Im Aufnahmebereich der Eingangswelle. 

Der Gegenstand des unabhangigen Anspnjchs 5 unterscheidet sich von dem 
obigen daduroh daB das Qetrleb© mit Planetenr^dem veraehen ist. wobei das 
Sonnenrad mft der eingangswslie verbunden ist. und die Planotenradern In einem 
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den Abtrleh blldenden drehbarsn Planetentrager gelagert sird und die in 
gleichzeitigem Zahnejngnff mit dem Sonnenrad und einem ir einem Gohause 
festgetegten Hohlrad sind. 

Erne solohe Ausfuhmng als Planetongetrfebe fst jedoch altge-nein und zum 
B.3isplel aus der in der Annneidung zitierten D2 schon bekanrt. Der Fachmajin 
wurd© daher die Aufnahme dieser Ausfuhaingfonn fOr das in D3 beschriebene 
(PJaneten-^Getriobe ais eine Qbliche konsirvtktive MaSnahme ansehen. 

Dem Gegenatand des Anspruchs 5 fehit auch daher eina erfinderisehe Tttlgkait 
Der Anspruch ist nicht gewShrtjar (Artlkel 52(1) und 56 EPQ). 

E>3 offenbart (siehe Rgur 12, 13) ein Qetrieb© zum Anbau an einen Etektromotor 
wobei das Eingangsrad (3) mit oiner drehbEtren Eingangswell*? (1) verbunden ist 
weloh& 2ur Aufnahme einer Ablriebswelle des ElektromolQrs in ©!n©n 
Aufnaiimebereich hoiil auagebildet ist, wobel zwischen der Eingangsweile (1) und 
dam Clause ©In Dkshtungselament {siehe Flgur 12) vorgeseiien ist. und das 
Dichtungselement axial auSsriialb dss Aufnahmebepeichs fOr die Abtriebswelle 
(17) des Elektromotors in efnem axialen Abschnitt der Eingan-iswelle (1) mit 
geg^nOber dem Aufnahmebereich reduzlertem AulBendurt^mssser angeonjnet 
ist, wobei der TrSger (12) zumindest an einer Seite von dem was man a1$ 
Planelenrad betrachten kann Bohmngen zur Aufnahme sines. Lagerbolzens (7) 
aufwelat. und das dleser Bolzen mft einem seiner Stimflaoheni am Lagerinnenring 
des Tragerlageps angrenzt. so dal3 der Bolzen gegen axiale V arschiebung 
geislciiert ist. 

Der Anspnjch 6 unterscheidet sich vorgehenden dadurch daB die Konstnjklion 
zum Sicherung des Bolzens beidseitig ausgefdhrl ist. und dadnjrch dae das 
Gelrlebe mit Planetenradem versehen ist, wobei das Sonnsnmd mit der 
EingangswBll© verbunden ist. und die Planetenradem in einem den Abtrieb 
bildenden drehbaren Planetentrager geJagert sind und die in gieichzeltigem 
Zahneingriff mit dem Sonnenrad und einem in einem QehSuse: festgeleoten 
Hoiilrad sind. 

Wie schon vermerict, ist eine AusfOhrung als Planetengetriebe ist ailgemein und 
zum Beispiei aus der In der Anmeldung zitierten D2 schon bekannt Der 
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Fachmann wOrde daher die Atrfnahme djeser AusfOhrungforrn fOr das in D3 
faeschiieben© (Planeten-)Getrisbe als eine Qtoltehe konstrukfr/e MaBnahme 
ansQhen. Die Boteensicherung wis ele aus D3 bekannt ist berdseitig Auazirfuhren 
isl: fur den Fachmann ein«t naheliegende MSgljchkeit, 

Dem Gegenatand des Anspruohs 6 fehit daher eine ©rfinderfesche T^tlgkelt, Der 
Ansprm^ ist nicht gewahrbar (Artikel 52(1) und 56 EPO). 



6. Die neu eingereichten unabhangfgen AnsprQchen 1, 5 und 6 ontsprechen nicht 
den Erfardemissen der Einh«itlichkeit wSe erforderirch nacsh Aitlker 82 und 
Reger 30 EPO. 

Der Oberbegriff der drel AnsprQche ist aus D1 (DE-A-I9e 47 063) bekannt. 

Die drei Ansprilche haben als gemeinschaftliches kennzeichr>9ndes Merkmal das 
Merkmal daB der PJanetentrager drehbar ist und den Abtrieb bildet und dal3 das 
Hohlrad im Geh&jse featgelegt fat. Dieses Meikmal stellt jedosh iedigiloh eioe 
Auswahl da, die im Rahmen nomialen fachliehen Handelns liegh 

Die weiteren kennzeichenenden Meikmale der jeweiligen Ansprilche 1 , 5 und 6 
sind versohieden und konnen als besondere technische Merkmale angesehen 
werden^ Sie stellen. wie im Antwortschreiben sehon enivahnt, die Ldsung fur 
untersohiedMche Probieme da. 

Pie einzJg© gemeinsohaftllche Idee in den genannten Meri^aten der Anspruche 1 
und 5 Ist die erzfelte WriKungsgradverbessemng und Bauiaumvorkreinemng aber 
dieae ist allgemein bekannt. so daS sie keine aligemeine ©rflnderfaohe Idee 
darstellt, virie nach Regel 30 EPO erforderiich. 

Hlormit ist War da3 die besondenen technische Mericmale der varschledenen 
Ansprucha 1 , 5 und 6 nicht gleich sind. Waiter entsprechen diese Merkmale 
einander nicht aus folgenden Grund: ein Vergleich der unterlie-ienden 
zugehdrlgen Problems, alle betrachtet Jn HlnWick auf Beschreibung und Flguren 
der Anmeldung, zelgt daS dIese Probleme alle verschleden sind und daB die 
Erfindungen keinen entsprechenden technisehen Effekt haban 
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Deshalb erfauben weder die obj^Miv festg^stellten unterliegenden Probleme noch 
d.G darg^^ellte Losung^n mittels den (besorderen) technisclien Mericmalen die 
Heretellung einer Beziehung zwisehen den genannten Erfindiangwn. 

Daher hSngen die genannten Gegenstands der AngprOche 1 S und 6 nicht so 
zusammen, dal3 si© eine alfgemeine erfindeilsche idod venA^irklichen Die 
Arimaldung entspricht daher nicht den Eifordemissen des Artikels 82 und der 
Regel 30 EPU. 

7. Die zusatzfichen Merkmale der abhtngigen AnsprOche 7, 8, 9 und 10 betf^ffen 
Ma8nahmen, urn axiale Verachiebungen ausgieichen zu kdnr«n. Das Problem 
ax.afe Kr^fta die auftPetan beim Aneinanderreihen mehrorer Bauteilen ausgieich^ 
zu mussen ist dem Fachmann eligemein beKannt. Bei den zuslitzlichen 
Merkmalen der genannten AnspiOoh^ handelt e* aioh nur um ainjge von meh.^,^„ 
naheliependen Moglichkerten. ^us denen der Fachmann ohne erffndeiisches 
STia^en " «Jnj«anden entsprechend auawahlen wOrde. um dU^ gestelfte Aufgabe 

tS^^^^^'^ "'^u ' AnsprOt^he 7, 8, 9 gnd 10 tehit daher elne erfinderische 
Tatlgkelt Die AneprOche sind nicht gewShrbar (Artikel 52(1) ur d se EPU). 

^' «f "IS' Anmeldung scheint geelgnet ate Gmndlage fur einen neuen. 
gewahrbaren Anspmch. ^on, 

Sollte der Anrnekler dennooh in irgendeiner Einzelheit etwas l^atentfShiges 
SJvkpo'S^jJ^^^ hI"- berQcksichtigender. in, Einkiang ^7^g.i 
fr^ I abSefaBter unabhangiger Anspmch eingereicht werden 

d«^ir° T H ^'"^'^ets der umemchied zwischer dem Geganstand 
Bedeutung dieses Unterechiedes angegeben werden 

f AnsprOchen sollte den Eford«mlsaen des 

Arbkel 83 und der Regel 30 (EinheMichkeit) ©ntsprechen. 

9.a. Um .die Erfordemisse der Regel 27(1) b) EPO zu criBllen. ist in .ter Beschrerbuna 
^daHnTnlh'S" ^"^^ ntchst.iegenden Stand der Tecn^ik dan ^^^eTnen 
der dann enthaltene e.n«chlagige Stand der Technik eoiite kurz umrJssen we.^s„ 
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e..oH.«^^,^, co™„«n,c™„,™«.,„^^ ^^^^^^.is;^;:;^^ 

Datum Q_ 

Date 08.03.2004 li^rt i *nm«WB^^,„. 



"^"^ hingewlesen. daS die Anmeldung ilcht in der Weise 

«bgeand^rt warden darf. daB fhr Gegenstand Qberden Inhak dar AnmeldunaTn 
der ursprungjich ^inger^lchten Fa^ung hfnausgeht (Artikal 1 23(2) eS^J ^ 

Angataen dfe zwar den Gegenstand der Erfindung betreffen .z. B. weitere 

Der Anmelder wird gebeten. die Andemngen so dun^hzufuhren. daS nur 
d/ejeniger, Serten neu eir^gerefcht werden. die geandert woit/e n sind 

^^^^lf PPO ^^^^^""^ ^rfordedfch. Auf die Erbrdemiss« der 

Regel 36(1) EPU wird hingewiesen. Wenn handschitftllohe Anderunaen 
e^gereicht weojen, solften sie fur den D^ker deutiich le^bar J^^X^^^ 
^^chtuB das PrSsiaant^ des EPA nach R^sl 35(2) EPU (Am EMT^nnr 

P^t^^t^m^ldungersetzen. in einem Stock ei^rBichen 



) 
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